21 W (pat) 24/01 Verkindet am
27. November 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 09 178.8-35

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 27. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, der Richterin Dr. Franz sowie der
Richter Dipl.-Phys. Dr. Stré3ner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

BPatG 154
6.70



Grinde

Die Patentanmeldung wurde am 17. Marz 1994 mit der Bezeichnung ,Verfahren
und Anordnung zum Ermitteln der Position von Mobilstationen in einem Mobilfunk-
system® beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung

erfolgte am 21. September 1995.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 01 S hat die Anmeldung mit Beschluss vom
12. Dezember 2000 aus den Grinden des Bescheids vom 20. Marz 2000 zurlck-
gewiesen, da die Gegenstande der Anspriche 1, 14 und 15, eingegangen am

5. Marz 1996, nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin verfolgt ihr Patentbegehren gemal Hauptantrag und einem Hilfs-

antrag weiter.

In einer nach Merkmalen gegliederten Fassung lautet der geltende Patentan-
spruch 1 gemaly Hauptantrag, Uberreicht in der muandlichen Verhandlung am
27. November 2003:

Verfahren zum Ermitteln der Position einer Mobilstation (MS) in
einem Mobilfunksystem mit einer Mehrzahl von Basisstationen
(BTS), bei dem

a. das Mobilfunksystem als asynchrones System ausgebildet

ist,



b1. die Ermittlung der Position der Mobilstation (MS) durch Mes-
sen der Entfernung zwischen der Mobilstation (MS) und den
Basisstationen (BTS) erfolgt, wobei

b2. in die Positionsermittlung eine oder mehrere Ortskoordinaten
von mindestens einer Basisstation (BTS) eingeht,

c. das Messen der Entfernung zwischen der Mobilstation (MS)
und den Basisstationen (BTS) durch die Ermittlung der Lauf-
zeit von zwischen der Mobilstation (MS) und den Basisstati-
onen (BTS) UbertragenenFunksignalen erfolgt,
dadurch gekennzeichnet,

d. dass das Messen der Entfernung zwischen der Mobilstation
(MS) und den Basisstationen (BTS) durch Auswertung von
Differenzen zwischen Eintreffzeitpunkten von Ortungssigna-

len nach der Gleichung

_ 1
ATij=T0;; + Z(DMS—BTS,- B DMS—BT.S_‘]’ )

erfolgt, wobei TO; ; die Sende-Offsetzeiten der i, j, ... Basis-
stationen und l(DMHTSY) die abstandsabhangigen Ausbrei-
- ;

tungszeiten darstellen.

Die Gliederungspunkte a. bis d. sind dem Anspruch von Seiten des Gerichts hin-

zugefugt worden.

In einer nach Merkmalen gegliederten Fassung lautet der geltende Patentan-
spruch 1 gemal Hilfsantrag, Uberreicht in der muindlichen Verhandlung am
27. November 2003:



Verfahren zum Ermitteln der Position einer Mobilstation (MS) in
einem Mobilfunksystem mit einer Mehrzahl von Basisstationen
(BTS), bei dem

a. das Mobilfunksystem als GSM-Mobilfunksystem ausgebildet

ist,

b1. die Ermittlung der Position der Mobilstation (MS) durch Mes-
sen der Entfernung zwischen der Mobilstation (MS) und den
Basisstationen (BTS) erfolgt, wobei

b2. in die Positionsermittiung eine oder mehrere Ortskoordinaten
von mindestens einer Basisstation (BTS) eingeht,

c. das Messen der Entfernung zwischen der Mobilstation (MS)
und den Basisstationen (BTS) durch die Ermittlung der Lauf-
zeit von zwischen der Mobilstation (MS) und den Basisstati-
onen (BTS) Ubertragenen Funksignalen erfolgt,
dadurch gekennzeichnet,

d. dass die Ermittlung der Position der Mobilstation (MS) unter
Verwendung eines Zeitvorlaufs (Timing Advance) erfolgt, mit
dem der genaue Sendezeitpunkt der Mobilstation (MS) er-

mittelt wird.

Die Gliederungspunkte a. bis d. sind dem Anspruch von Seiten des Gerichts hin-

zugefugt worden.

Fir den Wortlaut der jeweiligen Unteranspriche 2 bis 10 wird auf die Akten ver-

wiesen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auf einfache Weise eine hochgenaue
Ortung von Mobilstationen in einem Mobilfunksystem zu erméglichen, in dem Ba-
sisstationen untereinander nicht synchronisiert sind (in der mindlichen Verhand-

lung vom 27. November 2003 Uberreichte Unterlagen, Seite 4, Absatz 2).



Im Verfahren ist u.a. die Entgegenhaltung:

(D18) US 5 293 645.

Zur Begrundung ihrer Beschwerde legt die Anmelderin im Hinblick auf den Haupt-
antrag ihre Auffassung dar, wonach im Stand der Technik die Basisstationen un-
tereinander synchronisiert seien. Eine solche Synchronisation sei jedoch aufwan-
dig. Ferner werde im Stand der Technik die Differenz der Eintreffzeiten dadurch
ermittelt, dass man die Eintreffzeiten T1 und T, einzeln messe und dann die Diffe-
renz T1-T2 bilde. Dagegen werde beim Anmeldegegenstand die Differenz T1-T2
aus anderen Informationen ermittelt. Somit werde das Verfahren gemaly dem Pa-

tentanspruch 1 nicht nahegelegt.

Zum Hilfsantrag fuhrt die Anmelderin aus, dass die Methode des Zeitvorlaufs zwar
bekannt sei. Dabei erfolge durch Ricksendung der Signale eine Synchronisation
zwischen einer Mobilstation und einer Basisstation, indem eine der Ricklaufzeit
entsprechende Vorverlegung der Sendung der Mobilstation durchgefiihrt werde.
Dies erfolge beim Einbuchen der Mobilstation im Rahmen eines "Handover" je-
doch nur mit der Basisstation in der nachstliegenden Mobilfunkzelle. Eine Syn-
chronisation mit anderen Basisstationen werde dagegen nicht durchgefuhrt, so
dass ein Zeitvorlauf zur Ortung von Mobilstationen nach dem Anspruch 1 auch

nicht nahegelegt sei.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit den
in der mundlichen Verhandlung uberreichten Unterlagen gemaf
Hauptantrag (Anspriche 1 bis 10, Beschreibung Seiten 3b, 4, 19),
hilfsweise mit den in der muindlichen Verhandlung uberreichten

Unterlagen gemaf Hilfsantrag (Anspriiche 1 bis 10, Beschreibung



Seiten 3b, 4, 19) je mit noch anzupassenden Unterlagen zu ertei-

len.

Die Anmelderin erklarte auRerdem

Die Teilung hinsichtlich der Anspruche 1 bis 20 der in der mundli-
chen Verhandlung Uberreichten Teilanmeldung und Uberreichte
zugleich die Beschreibung Seiten 1 bis 21 sowie

4 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 7.

Die Beschwerde ist zulassig. Sie ist jedoch nicht begriindet, denn der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 - sowohl nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag - ist
nicht patentfahig, da er sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik gemal’ der D18 ergibt.

Die in der mundlichen Verhandlung abgegebene Teilungserklarung ist formgerecht
und rechtzeitig vor der Beschlusskraft des Beschlusses Uber die Beschwerde er-
klart worden (BI.f.PMZ 2000, 245, 112c — Graustufenbild).

Zustandig fur die Prifung der entstehenden Teilanmeldung ist die Stelle, die flr
die betroffene Stammanmeldung im Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklarung
zustandig ist (BGH GRUR 1998, 458, IlI3 — Textdatenwiedergabe; BGH GRUR
1999, 148 IlI1b — Informationstrager). Vorliegend ist dies das Bundespatentgericht.

Die Entscheidung uber die Stammanmeldung kann erfolgen, da kein "Schwebezu-
stand" dahin gehend besteht, dass im Beschwerdeverfahren eine Entscheidung
nicht moglich ist, solange nicht feststeht, ob fur die abgetrennte Anmeldung inner-
halb von drei Monaten die nach den §§ 34 bis 36 PatG erforderlichen Anmel-

dungsunterlagen eingereicht und die gemall § 39 Abs 2. PatG nachzuzahlenden



Gebluhren entrichtet sind oder die Teilung riickwirkend beseitigt wird, falls die An-
meldungsunterlagen und Gebuhren nicht fristgerecht eingehen. Denn die wirk-
same Teilung einer Patentanmeldung setzt nicht voraus, dass durch die Teilungs-
erklarung ein gegenstandlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der von
dieser abgetrennt wird (vgl. BGH BI.f.PMZ 2003, 66 — Sammelhefter; vgl. auch
Melullis, GRUR 2001, 971). Demnach gibt es auch keinen mit der Teilungserkla-
rung abgetrennten Teil, der wieder in die Stammanmeldung zurtckfallen konnte,
wenn die Teilungserklarung als nicht abgegeben gilt oder vorzeitig zurickgenom-

men wird.

Der zustandige Fachmann ist ein langjahrig in der Entwicklung von Mobilfunksys-

temen tatiger Diplom-Ingenieur der Nachrichtentechnik.

Hauptantrag:

Der geltende Patentanspruch 1 ist zulassig, denn er findet seine Stutze in den ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen in den Anspriachen 1, 2 und 6 in Verbindung

mit der Beschreibung (Spalte 3, Zeilen 10 bis 20 der Offenlegungsschrift).

Das im Anspruch 1 angegebene Verfahren ist neu, denn das Messen der Entfer-
nung zwischen der Mobilstation und den Basisstationen in einem asynchronen
System durch Auswertung von Differenzen zwischen Eintreffzeitpunkten von Or-
tungssignalen wie im Merkmal d. angegeben ist aus dem in Betracht gezogenen
Stand der Technik nicht bekannt. Dieses Verfahren beruht jedoch nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit, denn es ergibt sich fur den Fachmann in naheliegender
Weise aus der D18.

Aus der D18 ist ein Verfahren zum Ermitteln der Position einer Mobilstation in ei-
nem Mobilfunksystem mit einer Mehrzahl von Basisstationen bekannt (Anspruch
11: ,A method for locating a movable radio terminal in a radio network including a

plurality of base stations®). Dabei erfolgt die Ermittlung der Position der Mobilsta-



tion durch Bestimmen der Entfernung der Mobilstation von wenigstens drei Basis-
stationen (Spalte 9, Zeile 67 bis Spalte 10, Zeile 2: ,determine estimated propaga-
tion distances to the movable radio terminal from at least three base stations®),
wobei in die Positionsermittlung der Mobilstation die Position der wenigstens drei
Basisstationen eingeht (Spalte 10, Zeilen 3 bis 6: ,locating the movable radio ter-
minal in response to ... known locations of the base stations ...“). Somit sind die
Merkmale b1. und b2. gegeben.

Ferner geht aus der D18 hervor, dass das Messen der Entfernung zwischen der
Mobilstation und den Basisstationen dadurch erfolgt, dass die Zeit bis zum Ein-
treffen eines Funksignals (,timing reference signal®) einer Basisstation an der Mo-
bilstation bestimmt wird (Spalte 6, Zeilen 5 bis 31 in Verbindung mit Anspruch 11).
Dies bedeutet nichts anderes, als dass das Messen der Entfernung durch die Er-
mittlung der Laufzeit von zwischen der Mobilstation und den Basisstationen uber-
tragenen Funksignalen erfolgt, wie es mit Merkmal c. des geltenden Patentan-

spruchs 1 beschrieben ist.

Im Unterschied zu diesem bekannten Verfahren, bei dem das Mobilfunksystem
synchronisiert ist (Figuren 2 und 3 in Verbindung mit Spalte 4, Zeilen 33 bis 57
und Anspruch 11), handelt es sich beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 ers-
tens um ein asynchrones System (Merkmal a). Und zweitens erfolgt in dem aus
der D18 bekannten Verfahren das Messen der Entfernung nicht durch Auswertung
von Differenzen zwischen Eintreffzeitpunkten von Ortungssignalen, wie es im

Merkmal d. angegeben ist.

Diese Unterschiede kénnen jedoch die Patentfahigkeit des Gegenstandes des

Patentanspruchs 1 nicht begrinden.

In der D18 ist beschrieben, dass in synchronisierten Mobilfunksystemen die relati-
ven Ausbreitungsverzdgerungen (,relative propagation delays®) von den Basissta-

tionen zur Mobilstation ein Mal} fiir die Abstande der Basisstationen zur Mobilsta-



tion sind und dass diese Informationen zur Lokalisierung der Mobilstation verwen-
det werden konnen (Spalte 4, Zeilen 49 bis 66). Aufgrund seines Wissens und
Kdénnens wird der Fachmann dies nicht anders auffassen, als dass zur Ermittlung
der Position der Mobilstation (MS) die Differenz der Eintreffzeitpunkte (AT; ; = Ti —
T;) der zum gleichen Zeitpunkt von den Basisstationen (BST;, BST)) ruckubertra-

genen Ortungssignale zu bilden ist und er wird diese Differenz gleich der Differenz

der abstandsabhangigen Ausbreitungszeiten (l(DMS_BTS = Dus_srs )) setzen.
c 1 )

Nun weil3 der Fachmann, dass die Synchronisierung eines Mobilfunksystems,
etwa mit einer ,master timing reference* in der D18, aufwandig ist, wie im Ubrigen
auch die Anmelderin selbst eingerdumt hat. Um je nach Anwendungsziel auf eine
einfache Weise eine genaue Ortung von Mobilstationen in einem Mobilfunksystem
zu ermaoglichen, wie es in der der Erfindung zugrundeliegenden Aufgabe formuliert
ist, wird der Fachmann deshalb auf den Gedanken kommen, das in der D18 fur
synchronisierte Basisstationen beschriebene Ortungsverfahren auf asynchrone
Mobilfunksysteme zu Ubertragen, denn aus der Figur 2 der D18 erkennt er ohne
Weiteres, dass er fur asynchrone Systeme (Merkmal a.) lediglich die Sende-Off-
setzeiten (T0;;) der Basisstationen berucksichtigen muss. Somit kommt er in nahe-
liegender Weise auch zu der im Merkmal d. angegebenen MalRnahme. Der Pa-

tentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher nicht gewahrbar.
Hilfsantrag:

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag da-
durch, dass erstens nach dem Merkmal a. das Mobilfunksystem nicht als asyn-
chrones System, sondern als GSM-System ausgebildet ist, und zweitens das
Merkmal d. ersetzt ist durch ,wobei die Ermittlung der Position der Mobilstation
(MS) unter Verwendung eines Zeitvorlaufs (Timing Advance) erfolgt, mit dem der

genaue Sendezeitpunkt der Mobilstation (MS) ermittelt wird.*
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Der Patentanspruch 1 ist zulassig, denn die gegenuber dem Hauptantrag neuen
Merkmale sind ursprunglich im Anspruch 14 in Verbindung mit der Beschreibung
(Spalte 5, Zeilen 34 bis 52 der Offenlegungsschrift) offenbart.

Die Unterschiede gegeniuber dem Hauptantrag kbnnen die Patentfahigkeit jedoch
nicht begrunden. So weil® der Fachmann, dass in GSM-Systemen das Verfahren
des Zeitvorlaufs (,Timing Advance®) zur Bestimmung des genauen Sendezeit-
punkts von Mobilstationen durchgeflhrt wird, um eine Synchronisierung der Mobil-
stationen mit den Basisstationen zu erreichen (vgl. hierzu auch die vorliegende
Beschreibung, OS, Spalte 5, Zeilen 39 bis 52). Dabei wird diese Prozedur bei der
Ubergabe (,Handover®) einer Mobilstation von einer Basisstation zur nachsten
durchgefuhrt, und zwar so, dass das Timing Advance stets nur mit der jeweils
sendestarksten Basisstation erfolgt. Nun ist dem Fachmann jedoch klar, dass er
bei dieser Synchronisation die Sende-Offsetzeit der betreffenden Basisstation er-
halt. Deshalb wird er, wenn er fur die Ermittlung der Position der Mobilstation die
Sende-Offsetzeit einer weiteren Basisstation bendtigt, ein Timing Advance auch
mit einer weiteren sendestarken Basisstation durchflihren, um daraus die fehlende

Sende-Offsetzeit zu erhalten.

Daher ist auch der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag nicht gewahrbar.

Da uber die gestellten Antrage jeweils nur insgesamt entschieden werden kann,
fallen mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 auch die rickbezogenen Anspriche 2
bis 10. Im Ubrigen ist weder geltend gemacht worden noch ersichtlich, dass die
Unteranspriche Gegenstande von patentbegriindender Bedeutung betrafen.

Dr. Winterfeldt Dr. Franz Dr. Strof3ner Dr. Maksymiw
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